GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

26 de septiembre de 2022

Jairo Mellado Villarreal
165 Ave. Ponce de Leodn Oficina 102,
San Juan, PR 00917-1235

ASUNTO Accion Administrativa
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NUMERO DE PRESENTAQION 247145-30-1
FECHA DE PRESENTACION 23 de febrero de 2022
SOLICITANTE Joseph Altman

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia debera someter la siguiente informacion:

1.

X 2.
X 3.
X 4.

5.
X_ 6.
X 7.

Enumerar los bienes o servicios en relacion a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el
comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizé el formato personalizado para seleccionar los bienes o
servicios.

Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.

Incluir una descripcién detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de
Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca
tal y como se usa en los bienes o en relacion a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiacion
exclusiva.

Otros.

El registro de la marca no procede por:
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I. Indicar el tipo de marca para el cual se solicita proteccion:

A. Solicitud de Registro de Marca basada en uso donde se solicit6 la proteccion de un Disefio como
marca, pero se incluyd un dibujo como Imagen Comercial.

El Solicitante especificé en la hoja de descripcidn de la marca que la misma se trata de una marca de
Disefio. Sin embargo, reclama proteccion en el encasillado de Marca incluye un dibujo para una marca
s
B
34
(=]
2:! o
de Imagen Comercial. =~

Favor de indicar qué tipo de marca se desea registrar, ya sea una de Imagen Comercial o una de
Diseno. Se le advierte al Solicitante que en nuestra jurisdiccion no se permiten multiples marcas en una
sola solicitud. Para poder pasar juicio sobre la solicitud de marca se debe limitar la solicitud de referencia
a una sola marca.

*Atemperar lo que aparece a continuacion de acuerdo a la marca que el Solicitante pretende registrar.

Este Oficial Examinador entiende que lo que el Solicitante desea registrar es un Disefo, por tanto,
el Solicitante debe enmendar la solicitud en base a lo siguiente:

El Solicitante present6 un dibujo para la marca y la descripcion de dicho dibujo no concuerda con el
mismo ya que contiene elementos que no forman parte de la descripcidn en la solicitud de la marca.

La Seccién 13 incisos (9) y (10) del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas de Puerto
Rico y del Reglamento de Procedimientos de Nombre Comercial de 1992, establecia que una solicitud
de registro de marca debia incluir un espécimen y/o dibujo a color de la marca tal y como se usa en
relacion a los servicios y/o de la marca tal como piensa usarse en el comercio y sus requisitos. De
manera similar, la Regla 22 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del
Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, indica que para toda Solicitud, ya sea
basada en uso o en la intencion bona fide de usar la Marca en el Comercio, el Solicitante debera
presentar un dibujo de la Marca tal como se usa o pretende usarse en el Comercio. El dibujo no
tendra un tamafio mayor de 8-1/2" x 11”. Si se somete el dibujo de la Marca por algin método
electrénico, éste sera en formato JPG, PDF o cualquier otro formato que, de tiempo en tiempo, el
Registro establezca como aceptable; y digitalizada a no menos de 300 puntos por pulgadas (dpi) y no
mas de 350 puntos por pulgadas (dpi) con un largo y anchura no menor de 250 pixeles y no mayor de
944 pixeles. Todas las lineas tendran que estar limpias, claras y sélidas, no finas o saturadas, y tendran
que producir una imagen de alta calidad al ser reproducidas.

El Solicitante que desee registrar una Marca que incluye un disefio de dos o tres dimensiones; color;
ylo palabras, letras 0 nimeros o la combinacion de estos en un estilo de letra (“font”) particular debera
presentar un dibujo de forma estilizada. El dibujo debera demostrar la Marca en un fondo (“background”)
negro o blanco, a menos que se esté reclamando color como un componente de la Marca. Cuando la
Marca reclame color(es) como un componente de la Marca, el dibujo deberé ilustrar la Marca a color, y
el Solicitante debera identificar el(los) color(es), describir donde aparecera(n) el (los) color(es) en la
Marca, y reclamar que el(los) color(es) es (son) un componente de la Marca.

El presente Oficial Examinador entiende que el dibujo del disefio de la marca es el siguiente:
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Si el Solicitante entiende que el dibujo mencionado anteriormente es el correcto, este debera
enmendar la seccion del dibujo de la marca para actualizarlo.

De solicitar proteccion para el disefio, el Solicitante debe enmendar la solicitud y proveer una descripcién
completa y especifica del disefio que desea proteger. No es suficiente solicitar proteccién bajo la(s)
siguiente(s) generalizacién(es): “GRAFICO”, “DISENO” O “VER FACSIMIL ADJUNTO”. El disefio segin
se solicita contiene una gama de elementos 0 componentes que constituyen la totalidad de la marca y
que hay que describir. De ser el caso, favor de describir cada elemento o componente del disefio (por
ejemplo: color, elementos literales, figura, grafico, entre otros). En la medida que uno o varios colores
sean parte integral de este disefio, favor de describir los mismos.

Se sugiere la siguiente descripcion:
“El disefio consiste en un dibujo estilizado de un rectangulo con el borde en color

vinoy el fondo en su interior en color crema. En el interior aparece la palabra “Doiia”
en letras estilizadas color vino y debajo la palabra “LUISA” en letras estilizadas color
verde.”

Se enmienda la siguiente seccion:
Elementos literales: “Dofa” y “LUISA”

Reclamo de colores: crema, vino y verde

Il. Espécimen:

La Ley Num. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley NUm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establecen que
toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio debera incluir un espécimen. A su vez, la Regla
23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno
de Puerto Rico, Reglamento Nim. 8075 de 19 de septiembre de 2011 (en adelante, el Reglamento)
establece que toda solicitud basada en uso y toda declaracién de uso deberan incluir un espécimen.
Especificamente el inciso (A)! establece sin que se entienda como taxativa, los siguientes ejemplos de
especimenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar productos en el comercio:

Etiquetas fijadas al producto;

Empaques comerciales del producto;

Contenedores o envases de productos;

Fotografia de géndola asociada a los productos;

Catalogos o paginas de Internet que demuestren los productos, siempre que
demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripcién de los productos

a2

1 La seccidn 13 (9) del antiguo reglamento también tenia una disposicidn similar. Dicha seccién permite presentar
facsimiles y/o especimenes sueltos de la marca tal y como se usa en los productos.
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e incluya informacién que viabilice la compra o adquisicion del producto (a modo de
ejemplo dicha informacién puede ser la siguiente: hoja de pedido, nimero de teléfono
para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea
por correo regular o por correo electronico);

6. Para programas de computadora, juegos de video o peliculas, fotografias de una
imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de
computadora, video o pelicula; o fotografias de imagenes (“frames”) de la pelicula o
cinta de video que muestre la Marca; o

7. Paraprogramas de computadoras disponibles mediante descarga electronica, paginas
del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la pagina de Internet provea
suficiente informacidn para permitir al usuario descargar el programa de la pagina de
Internet.

Los siguientes no constituyen especimenes aceptables para productos:

1. Material de promocion y publicidad de los productos, a menos que no se trate de
material proveniente del “point of sale”;

Catalogos de publicidad o mercadeo de los productos;

Listas de precios;

Anuncios;

Directorios comerciales; o Tarjetas de negocios

akwd

El Solicitante sometié con la solicitud de registro “etiqueta del producto no fijada a este” en lugar de
un espécimen que evidencie el uso en el comercio para la marca en la clase internacional 030. El
solicitante debe someter un espécimen sustituto en base a lo anterior.

Conforme a lo anterior, favor de proveer un espécimen aceptable donde se refleje la marca
idéntica el dibujo sometido como marca.

El Solicitante tendra que declarar mediante declaracion bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es)
sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio desde 1 de febrero de 2005 o al menos tan temprano
como la fecha de presentacion de la solicitud. A su vez, debera presentar una declaracion que indique
lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta
declaracion, con conocimiento de su falsedad, podrian conllevar una conviccién por el
delito de perjurio y/o la invalidacién de la solicitud de registro o del registro resultante de la
misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el
comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que
todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aqui declarado es cierto
a su mejor conocimiento”.

lll. Uso del nombre de un individuo — Declaracion Requerida:

Se requiere el consentimiento escrito del individuo para el registro de su nombre, retrato o firma si
éstos identifican a una persona que aun vive. Véase, Articulo 5 (3) de la Ley Num. 169-2009, segun
enmendada. Esta disposicion no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en
particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrara una marca que de
primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante
significacion secundaria. Véase, Articulo 5 (3) de la Ley Num. 169-2009, segiin enmendada.
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Conforme a lo anteriormente esbozado, el Solicitante debe indicar lo siguiente:

(1) Elconsentimiento por escrito del individuo, LUISA para el registro de su nombre retrato
o firma si éstos identifican a una persona que aun vive.

(2) En el caso de que una persona sea conocida por sus apellidos solamente, debe
presentar una declaracion a esos efectos y su consentimiento por escrito.

(3) En el caso de una marca que de primera instancia es meramente un apellido, debe
presentar evidencia que adquirio distintividad mediante significacion secundaria.

a. Evidencia de significacion secundaria puede ser la siguiente: afidavit o
declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duracién,
extensién y naturaleza del uso de la marca en el comercio, gastos de
publicidad en relacion con la marca (identificando los tipos de medios de
publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante
o del publico o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda
a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o
servicios.

b. En casos apropiados, el poseer uno 0 mas registros previos o una marca
similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma
marca podra aceptarse como prueba prima facie de distintividad.
Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o
servicios del Solicitante por razén de uso sustancialmente exclusivo y
continuo en el comercio por el Solicitante durante los cinco (5) afios previos
a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podra en casos
apropiados, aceptarse una demostracion por medio de Declaracion bajo
pena de perjurio como prueba prima facie de distintividad. Sin embargo, de
surgir alguna inconsistencia registral, se le podra requerir informacion
adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Num. 8075.

(4) Una declaracién de que LUISA no identifica a un individuo vivo.
Favor de someter la declaracion requerida.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro
conforme lo indicado en esta Accién Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es
necesaria.

Segun establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobiero de Puerto Rico
las enmiendas solicitadas deberan especificarse en un escrito firmado por el Solicitante 0 su Representante; ni el
Solicitante ni su Representante podran hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar
una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podra realizar con el consentimiento del Solicitante,
aquellas enmiendas necesarias para la calificacion.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) dias, contado a partir de la fecha de la

notificacion sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de
prérroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerara abandonada.
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Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta accion administrativa. La
contestacion a esta accién administrativa debe presentarse en linea a través de https://prtmfiling.f1hst.com/
a través de la transaccion Respuesta a Notificacion. El costo de este tramite es de $15.00.

De tener alguna pregunta con relacién a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al
correo electronico a rusantiago@estado.pr.gov.

Lcdo. Rubén C. Santiago Olivo
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales
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